PATENT COOPERATION TREATY 



PCT 



INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY 

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty) 



(PCT Rule 44bis) 


Applicant's or agent's file reference 


FOR FURTHER ACTION 


See item 4 below 


2003P 13821 WO 






International application No. 


International filing date (day/montft/year) 


Priority date (day/month/year) 


PCT/EP2004/052031 


03 September 2004 (03.09.2004) 


12 September 2003 (12.09.2003) j 


International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) 




See relevant information in Form PCT/ISA/237 




Applicant 






SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 





1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the 
International Searching Authority under Rule 44 bis. 1(a). 



2. This REPORT consists of a total of 8 sheets, including this cover sheet. 

In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference 
to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead. 



3. This report contains indications relating to the following items: 



X 


Box No. I 


Basis of the report 




Box No. II 


Priority 


□ 


Box No. HI 


Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial 
applicability 


□ 


Box No. IV 


Lack of unity of invention 




Box No. V 


Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial 
applicability; citations and explanations supporting such statement 


n 


Box No. VI 


Certain documents cited 


□ 


Box No. Vn 


Certain defects in the international application 



Box No. Vm Certain observations on the international application 



4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44frfr.3(c) and 93bisA but 
not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority 
date (Rule 44bis .2). 
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1 . Dieser Bescheid enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

H Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 
tSI Feld Nr. II Prioritat 

□ Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkelt und gewerbliche 

Anwendbarkeit 

□ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichke'rt der Erfindung 

El Feld Nr. V Begriindete Feststellung nach Regel 43b/s.1 (a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische n Tatigkelt 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

□ Feld Nr. VI Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

□ Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der Internationalen Anmeldung 

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung 



2. 



WEITERES VORGEHEN 

Wird ein Antrag auf Internationale voriaufige Prufung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der 
mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde pPEA"); dies tnfft nicht zu, wenn der Anmelde 
elne andere Behorde als diese als IPEA wahlt und die gewahlte IPEA dem Internationale Buro nach Regel 66.1 bis b) 
mitgeteilt hat, daB schrtftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehorde nicht anerkannt werden. 

Wenn dieser Bescheid wle oben vorgesehen als schriftllcher Bescheid I der IPEA gilt, so wlrd der Anmelder 
aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/IS A/220 abgesandt 
wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritatsdatum, je nachdem, welche Frist spater ablauft, elne 
schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Anderungen einzureichen. 

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA220. 
3. Nahere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220. 
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SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHORDE 



Internationales Aktenzeichen 
PC77EP2004/052031 



Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 



1 Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache 
erstellt worden, bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur die Zwecke der 
internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemaG Regeln 12.3 und 23.1 b)). 

2 Hinsichtlich der Nucleotid- und/oder Amlnosauresequenz, die in der internationalen Anmeldung offenbart 
' wurde und fur die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt 

worden: 

a. Art des Materials 

□ Sequenzprotokoll 

□ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll 

b. Form des Materials 

□ in schriftlicher Form 

□ in computerlesbarer Form 

c. Zeitpunkt der Einreichung 

□ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht 

□ bei der Behorde nachtraglich fur die Zwecke der Recherche eingereicht 

3 □ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehorigen Tabelle 
einqereicht so sind zusatzlich die erforderlichen Erklarungen, da(3 die Information in den nachgereichten 
oder zusatzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung ubereinstimmt 
bzw. nicht Qber sie hinausgeht, vorgelegt worden. 

4. Zusatzliche Bemerkungen: 
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Internationales Aktenzeichen 
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Feld Nr. II Prioritat 



1 . E! Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden: 

EI Abschrift der fruheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht worden ist (Regel 436/S.1 
und 66.7(a)). 

□ Ubersetzung der fruheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht worden ist (Regel 43fc>/s.1 
und 66.7(b)). 

Daher war es nicht moglich, die Gultigkeit des Prioritatsanspruchs zu prufen. Der Bescheid wurde trotzdem 
in der Annahme erstellt, daB das beanspruchte Prioritatsdatum das maBgebliche Datum ist. 

2 □ Dieser Bescheid ist ohne Berucksichtigung der beanspruchten Prioritat erstellt worden, da sich der 

Prioritatsanspruch als ungultig erwiesen hat (Regeln 43£ws.1 und 64.1). Fur die Zwecke dieses Bescheids 
gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeidedatum als das maBgebliche Datum. 

3 □ Es war nicht moglich, die Gultigkeit des Prioritatsanspruchs zu uberprufen, da der Internationalen 

Recherchenbehdrde zum Zeitpunkt der Recherche keine Kopie des Prioritatsdokuments zur Verfugung 
stand (Regel 17.1). Dieser Bescheid wurde daher unter der Annahme, dass das fur die Prufung relevante 
Datum der beanspruchte Prioritatstag ist, erstellt. 

4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Regel 43d/s.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der 
erflnderlschen Tatigkeit und der gewerbllchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur 
Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 



Neuheit 


Ja: 


AnsprOche 


1-10 




Nein: 


Anspruche 




Erfinderische Tatigkeit 


Ja: 


AnsprOche 


5-7 




Nein: 


Anspruche 


1-4, 8-10 


Gewerbliche Anwendbarkeit 


Ja: 


Anspruche: 


1-10 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen Oder zu der Frage, ob die Anspruche in 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststellung 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : H. SINNREICH AND A.B. JOHNSTON: "Internet Communications Using SIP, 
Chapter 9" 1 . Oktober 2001 (2001-10-01), JOHN WILEY & SONS, US 
031512 , XP002312305 ISBN: 0-471-41399-2 

D2: ANONYMOUS: "ITU-T Rec. Q.734 (03/93) Stage 3 Description for Multiparty 
Supplementary Services Using Signalling System No. 7"[Online] 15. August 
2001 (2001-08-15), XP002312304 Gefunden im Internet: 
URL:http://pddocserv/specdocs/data/standar ds/telecom/itu-t/q/T-REC- 
Q.734.1 -199303-1! !PDF-E.pdf> [gefunden am 2004-12-23] 

D3: H. SINNREICH AND A.B. JOHNSTON: "Internet Communications Using SIP, 
Chapter 12" 1 . Oktober 2001 (2001-10-01), JOHN WILEY & SONS, US , 
NEW YORK 031512 , XP002312306 ISBN: 0-471-41399-2 

D4: CAMARILLO G ET AL: "Draft-ietf-sip-isup-03.txt: ISUP to SIP mapping" 
INTERNET, August 2001 (2001-08), XP002254297 

2. Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1 ) PCT, 
weil der Gegenstand der Anspruche 1 , 8 und 9 nicht auf einer erfinderischen 
Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) beruht. 

2.1 Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in 
Klammern beziehen sich auf dieses Dokument): 

Verfahren zum Interworking zwischen Protokollen (S. 127, Abschnitt "SIP und 
PSTN Interworking"), tnit einer Verbindung zwischen einem ersten Teilnehmer 
und einem zweiten Teilnehmer, umfassend zumindest einen Nutzkanal, der 
zumindest an einem Ende einen Sender aufweist (S. 128, Fig. 9.1 ; (Telephones), 
(SIP phones), (Media: TDM PCM), (Media: RTP)), einem Leistungsmerkmal, das 
wahrend seiner Durchfuhrung eine zeitweise Auftrennung des Nutzkanals vorsieht 
(S.141 , Absatz "Conference Calling"), einem ersten Protokoll zur Steuerung des 
ersten Teilnehmers (S. 128, Fig. 9.1; (Signaling: ISUP,..)), einem zweiten Protokoll 
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zur Steuerung des zweiten Teilnehmers (S. 128, Fig. 9.1 ; (Signaling: SIP)) mit 
folgenden Schritten: Konfiguration der Verbindungen im Rahmen der 
Durchfuhrung des Leistungsmerkmales (S. 132, Fig. 9.2 und S. 134, Fig. 9.3), 
Deaktivierung von Sendern von Teilnehmern und Aktivierung dieser Sender (S. 
139, Absatz"Call hold"). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Verfahren dadurch, daB i.) eine Mitteilung der Konfiguration an betroffene 
Teilnehmer erfolgt und ii.) ein Interworking der Mitteilung auf das zweite Protokoll 
derjenigen Teilnehmer erfolgt, deren Sender wahrend der Durchfuhrung des 
Leistungsmerkmals deaktiviert wurde, sofern die Art der Konfiguration eine 
Aktivierung der Sender erforderlich macht. 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, einen geeigneten Anknupfungspunkt fur das Protokoll-lnterworking bei 
einem Leistungsmerkmal mit Deaktivierung und anschlieBender Aktivierung von 
Sendern anzugeben. 

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Losung kann aus 
folgenden Grunden nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT): 
Dem Fachmann ist das Leistungsmerkmal einer Telekonferenz in einem reinen 
SIP-basierten Netz bekannt (siehe D1 , S.141 , Absatz "Conference Calling" und 
D3, Tabelle 12.1). Fur eine Implementierung des Leistungsmerkmales in einem 
gemischten Netz mit leitungsvermittelten Anteilen ist dem Fachmann aus den 
relevanten Standard-Dokumenten (z.B. Dokument D2) auch bekannt, wie das 
Leistungsmerkmal in rein leitungsvermittelten Netzen ablauft (D2, S. 22, Fig. 2-1; 
besonders (Calls A-B held and A-C active)). AuBerdem ist aus dem in Fig. 2-1 von 
D2 dargestellten Signalisierungsfluss bekannt, daB es bei diesem 
Leistungsmerkmal zu einer Mitteilung der Konfiguration an die betroffenen 
Teilnehmer kommt (D2, Fig. 2-1 ; (CPG: conf. establ.)), in Ubereinstimmung mit 
dem oben genannten Merkmal i.). Daruber hinaus ist dem Fachmann auch 
bekannt, daB fur die SIP-Teilnehmer einer Konferenz, ein "on-hold"-Zustand im 
Rahmen der Konferenz fur diesen Teilnehmer dazu fuhrt, daB der Sender dieses 
Teilnehmers deaktiviert wird (D1, S. 139, Absatz "Call hold"). Damit sich ein 
solcher Teilnehmer an einer aufgebauten Konferenz aktiv beteiligen kann, muB 
sein Sender erneut aktiviert werden. Fur den Fachmann ware es daher eine 
naheliegende Losung fur das oben genannte Problem, die Mitteilung der 
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Konfiguration, die als Sigalisierungs-Nachricht innerhalb des ersten Protokolles 
bereits vorgesehen ist, in eine solche Nachricht des zweiten Protokolles zu 
ubersetzen (d.h. "interworken"), von der bereits ebenfalls bekannt ist, daB diese 
Nachricht eine Reaktivierung der vorher deaktivierten Sender bewirkt (D1 , S. 139, 
Absatz "Call hold"). 

Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht daher nicht auf einer erfinderischen 
Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

2.2 Die gleiche Begrundung gilt entsprechend fur die unabhangigen Anspruche 8 und 
9. 

Ein Computerprogrammprodukt entsprechend Anspruch 8 zur Durchfuhrung eines 
nicht erfinderischen Verfahrens ist nicht erfinderisch. Daruber hinaus ist die 
Verwendung von Computerprogrammprodukten an sich zur Implementierung von 
Kommunikationsverfahren allgemein bekannt. 

Eine Vorrichtung entsprechend Anspruch 9 zur Durchfuhrung eines nicht 
erfinderischen Verfahrens ist nicht erfinderisch. Derartige Vorrichtungen sind 
ebenfalls grundsatzlich aus dem Stand der Technik bekannt, siehe z.B. (D1 , Fig. 
9.1, (SIP servers)). 

Der Gegenstand der Anspruche 8 und 9 beruht daher ebenfalls nicht auf 
einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

3.1 Die abhangigen Anspruche 2-4 und 10 enthalten keine Merkmale, die in 
Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich 
beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische 
Tatigkeit erfullen. 

Anspruch 2: Die Ausbildung des Leistungsmerkmales als Konferenz ist aus D1 
(D1 , S.141 , Absatz "Conference Calling") in Kombination mit D2 bekannt (D2, Fig. 
2-1). 

Anspruch 3: Aus Dokument D2 ist bekannt, daB die Integration einer Verbindung 
in eine Konferenz erfordert, diese Verbindung zunachst in einen Halte-Zustand zu 
versetzen (D2, Kap. 2.5.2.1.1.2) und daB der Halte-Zustand im Falle eines SIP- 
Teilnehmers durch eine Deaktivierung bewirkt wird, ist aus Dokument D1 bekannt 
(D1 , S. 139, Absatz "Call hold"). Die Isolierung einer Konferenzverbindung ist aus 
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D2 ebenfalls bekannt (D2, Fig. 1-3). 

Anspruch 4: Es ist eine naheliegende fachliche MaBnahme, daB Interworking nur 
dann durchzufuhren, wenn dadurch weitere notwendige Prozesse gesteuert 
werden, um z.B. einen deaktivierten Sender wieder zu aktivieren. 
Anspruch 10: Eine Anordnung, welches ein nicht erfinderisches Computer- 
programmprodukt und eine nicht erfmderische Vorrichtung umfaBt, ist nicht 
erfinderisch. 

3.2 Die in den abhangigen Anspruchen 5-7 enthaltene Merkmalskombination ist aus 
dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch wird sie durch ihn 
nahegelegt. Die Grunde dafur sind die folgenden: 

Im Stand der Technik sind umfangreiche Vorschlage, welche die Grundlagen zur 
Abbildung von z.B. ISUP auf SIP Nachrichten beschreiben bereits bekannt (siehe 
z.B. D4, gesamtes Dokument). Jedoch erscheinen die genauen Abbildungs- 
vorschriften fur einzelne Signalisierungsnachrichten und -parameter gemaB den 
abhangigen Anspruchen 5-7 durch den Stand der Technik nicht offenbart. 



Zu Punkt VIII 

Bestimmte Beobachtungen bezuglich der Internationalen Anmeldung (Klarheit) 



Der in den Anspruchen 2, 9 und 10 verwendete Ausdruck "insbesondere" bewirkt 
keine Beschrankung des Schutzumfanges dieser Patentanspruche, d.h. das nach 
diesem Ausdruck stehende Merkmal ist als ganz und gar fakultativ zu betrachten 
(PCT Richtlinien, II - 5.40). 

Die so eingeleiteten Merkmale werden bei der begrundeten Feststellung unter 
Punkt V daher nicht berucksichtigt. 
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